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Regierungsvorlage

Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz
1970 und das Gebiihrengesetz 1957 geiindert
werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel 1
Anderungen des Patentgesetzes 1970

Das Patentgesetz 1970, BGBL Nr. 259, zuletzt
geindert durch das Bundesgesetz BGBIL
Nr. 771/1992, wird wie folgt geindert:

1. § 4 Abs. 3 lautet:

»(3) Wenn die gewerbliche Verwendung einer
zur Patentierung angemeldeten Erfindung die
vollstindige oder teilweise Beniitzung einer Erfin-
dung voraussetzt, die durch ein priorititsilteres
Patent oder ein priorititsilteres Gebrauchsmuster
im Sinne des Gebrauchsmustergésetzes,” BGBL
Nr. xxx/xxxx, in der jeweils geltenden Fassung
geschiitzt ist, so kann der Inhaber des priorititsilte-
ren Schutzrechtes beantragen, dafl auf die angemel-
dete Erfindung ein Patent mit dem Beisatz erteilt
wird, dafl es vom priorititsilteren, bestimmt zu
bezeichnenden Patent oder Gebrauchsmuster ab-
hingig ist (Abhingigerklirung). Dieser Beisatz ist
auch in die Kundmachung iiber die Erteilung des
Patentes und in die Patenturkunde aufzunehmen.“

2. § 21 lautet:

»$ 21. (1) Wer als Vertreter vor dem Patentamt
oder vor dem Obersten Patent- und Markensenat
einschreitet, mufl seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet
einer Vertragspartei des EWR-Abkommens haben;
fir Rechtsanwilte, Patentanwilte und Notare
gelten allerdings die berufsrechtlichen Vorschriften.
Der Vertreter hat seine Bevollmichtigung durch
eine schriftliche Vollmacht darzutun, die in
Urschrift oder in ordnungsgemifl beglaubigter
Abschrift vorzulegen ist. Fiir jede Patentanmeldung
ist eine gesonderte Vollmacht vorzulegen. Das
gleiche gilt, wenn ein Vertreter beziiglich eines

bereits erteilten Patentes bevollmichtigt wird. Sind

mehere Personen bevollmichtigt, so ist auch jeder

einzelne allein zur Vertretung befugt.

(2) Schreitet ein Rechtsanwalt, Patentanwalt oder

Notar ein, so ersetzt die Berufung auf die ihm’

erteilte Bevollmichtigung deren urkundlichen
Nachweis. Eine Bevollmichtigung zur Ubertragung
eines Patentes ist jedoch in jedem Fall durch eine
schriftliche Vollmacht darzuwun, die ordnungsge-
mifl beglaubigt sein Thufl.

(3) Schreitet ein Vertreter ohne Vollmacht ein
oder, im Fall des Abs. 2, ohne sich auf die ihm
erteilte Bevollmichtigung zu berufen, so ist die von
ihm vorgenommene Verfahrenshandlung nur unter
der Bedingung wirksam, dafl er innerhalb der ihm
gesetzten angemessenen Frist eine ordnungsgemifle
Vollmacht vorlegt oder sich auf die ihm erteilte
Bevollmichtigung beruft.

(4) Wer weder Wohnsitz noch Niederlassung im
Hoheitsgebiet einer Vertragspartei des EWR-Ab-
kommens hat, kann Rechte aus diesem Bundesge-
setz vor dem Patentamt und vor dem Obersten
Patent- und Markensenat nur geltend machen,
wenn er durch einen im §77 angefiihrten
Parteienvertreter vertreten ist; dies gilt nicht fiir die
Inanspruchnahme von Service- und Informations-
leistungen des Patentamtes einschlieflich Gutachten
und Recherchen.

(5) Der Ort, an dem der Vertreter seinen
inlindischen Wohnsitz hat, und in Ermangelung
eines Vertreters mit inlindischem Wohnsitz der Ort,
an dem das Patentamt seinen Sitz hat, gilt fiir die das
Patent betreffenden Angelegenheiten als Wohnsitz
des nicht im Inland wohnenden Patentinhabers.

(6) Die einem Rechtsanwalt, Patentanwalt oder
Notar zur Vertretung vor dem Patentamt erteilte
Bevollmichtigung ermichtigt ihn krafc Geset-
zes, alle Rechte aus diesem Bundesgesetz vor dem
Patentamt und vor dem Obersten Patent- und
Markensenat geltend zu machen, insbesondere
Patente anzumelden, Anmeldungen einzuschrinken
oder zuriickzuziehen, Einspriiche zu erheben, auf
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Patente zu verzichten, von der Nichtigkeitsabtei-
lung zu behandelnde Antrige sowie Rechtsmittel
einzubringen und zuriickzuziehen, ferner Verglei-
che zu schliefen, Zustellungen aller Art sowie
amtliche Gebithren und die vom Gegner zu
erstattenden Verfahrens- und Vertretungskosten
anzunehmen sowie einen Stellvertreter zu bestellen.

(7) Die Bevollmichtigung gemif Abs. 6 kann auf
ein bestimmtes Schutzrecht und auf die Vertretung
in einem bestimmten Verfahren beschrinkt werden.
Sie wird jedoch weder durch den Tod des
Vollmachtgebers noch durch eine Verinderung in
seiner Handlungsfihigkeit aufgehoben.

(8) Soll ein Vertreter, der nicht Rechtsanwalt,
Patentanwalt oder Notar ist, auch ermichtigt sein,
auf ein erteiltes Patent ganz oder zum Teil zu
verzichten, so mufl er hiezu ausdriicklich bevoll-
michtigt sein.

3. §48 Abs. 1 Z 2 lautet:

»2. die Erfindung Gegenstand eines priorititsilte-
ren Patentes oder eines priorititsilteren
Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchs-
mustergesetzes, BGBl. Nr. xxx/xxxx, in der
jeweils geltenden Fassung ist,”

4. § 50 lautet:

»§ 50. Der Inhaber eines priorititsilteren Paten-
tes oder eines priorititsilteren Gebrauchsmusters im
Sinne des  Gebrauchsmustergesetzes, BGBL.
Nr. xxx/xxxx, in der jeweils geltenden Fassung
kann beim Patentamt die Entscheidung beantragen,
dafl die gewerbliche Verwendung einer patentierten
Erfindung die vollstindige oder teilweise Beniit-
zung seiner Erfindung voraussetzt. Uber einen

" solchen Antrag hat das Patentamt in dem fiir den

Anfechtungsprozeff vorgesehenen Verfahren zu
entscheiden.*

5.§77 lautet:

»§ 77. Zur berufsmifligen Vertretung von Par-
teien vor dem Patentamt und vor dem Obersten
Patent- und Markensenat sind nur Rechtsanwiilte,
Patentanwilte und Notare sowie die Finanzproku-
ratur befugt.”

6. § 81 Abs. 3 lautet:

»(3) Dritten ist in Akten, die nicht bekannt-
gemachte Patentanmeldungen betreffen, nur mit
Zustimmung des Anmelders Einsicht zu gewihren.
Der Zustimmung bedarf derjenige nicht, demgegen-
iiber sich der Anmelder auf seine Patentanmeldung
berufen hat. Nach der Bekanntmachung einer
gesonderten Anmeldung kann jedermann ohne
Zustimmung des Anmelders in die Akten der
fritheren Anmeldung Einsicht nehmen.*

7. § 90 lautet:

»§ 90. Falls der Anmelder seine Anmeldung durch
einen Vertreter iiberreicht, mufl dessen Vollmacht

beigeschlossen sein. Schreitet ein Rechtsanwalt,
Patentanwalt oder Notar als Vertreter ein, muf§ er
sich, wenn er von der Méglichkeit des § 21 Abs. 2
Gebrauch macht, auf die ihm erteilte Bevollmichti-
gung berufen.”

8. § 91 a Abs. 1 Jautet:

»§91a. (1) Sind Teile der Anmeldung in
englischer oder franzésischer Sprache abgefafit
(§ 89 Abs. 2), so ist binnen drei Monaten nach dem
Anmeldetag eine Ubersetzung ins Deutsche vorzu-
legen. Diese Ubersetzung ist dem Vorpriifungsver-
fahren zugrunde zu legen; ihre Richtigkeit wird im
Vorpriifungsverfahren nicht gepriift.”

9. §92 a wird folgender § 92 b samt Uberschrift
angefiigt: ) :

,Umwandlung der Anmeldung

§ 92 b. Der Anmelder kann bis zur Fassung des
Bekanntmachungsbeschlusses (§ 101 Abs. 1) oder
des Zuriickweisungsbeschlusses (§ 100 Abs. 1) die
Umwandlung der Anmeldung in eine Gebrauchs-
musteranmeldung im Sinne des Gebrauchsmuster-
gesetzes, BGBl Nr. xxx/xxxx, in der jeweils .
geltenden Fassung beantragen. Dieser Gebrauchs-
musteranmeldung kommt als Anmeldetag der Tag
zu, an dem die Patentanmeldung beim Patentamt’
eingereicht worden ist.

10. § 102 Abs. 2 Z 2 lautet:

»2. daff die Erfindung Gegenstand eines priori-
titsilteren Patentes oder eines priorititsilte-
ren Gebrauchsmusters im Sinne des Ge-
brauchsmustergesetzes, BGBl. Nr. xxx/xxxx,
in der jeweils geltenden Fassung oder einer zur
Patenterteilung oder zum Schutz als Ge-
brauchsmuster fithrenden prioritdtsilteren An-
meldung ist;*

11. § 102 Abs. 2 Z 4 lautet:

»4. dafl der Gegenstand der bekanntgemachten
Anmeldung iiber den Inhalt der Anmeldung in
threr urspriinglich eingereichten, den Anmel-
detag begriindenden Fassung hinausgeht;*

12. § 102 Abs. 5 lautet:

»(5) Innerhalb der Einspruchsfrist (Abs. 1) kann
auch die Abhingigerklirung (§4 Abs.3) vom

Inhaber des priorititsilteren Patentes oder des

priorititsilteren Gebrauchsmusters im Sinne des
Gebrauchsmustergesetzes, BGBL. Nr. xxx/xxxx, in
der jeweils geltenden Fassung beantragt werden.
Hinsichtlich dieses Antrages gelten die Bestimmun-
gen iber den Einspruch.

13. Die Uberschrift des § 167 entfillt.
14. § 174 wird folgender Abs. 3 angefiigt:
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»(3) §4 Abs. 3, § 48 Abs.1 Z2, §50, §77, § 81
Abs. 3,§90,§ 91 a Abs. 1, die Uberschrift des § 92 b,
§ 926, § 102 Abs. 2 Z 2 und 4 sowie § 102 Abs. 5 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBL. Nr. xxx/
xxxx treten mit 1. Jinner 1994 in Kraft; § 21 tritt
gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des Abkommens
tber den Europiischen Wirtschaftsraum in Kraft.”

Artikel IT

Anderungen des Gebiihrengesetzes 1957
Das Gebiihrengesetz 1957, BGBL.  Nr. 267,
zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBL
Nr. 109/1993, wird wie folgt geindert:

§ 14. Tarifpost 6 Abs. 2 Z 5 lautet:

,,5. Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen;

Artikel IIT

§1. Art. II dieses Bundesgesetzes tritt mit
1. Janner 1994 in Kraft.

§2. Mit der Vollzichung des Art. Il dieses
Bundesgesetzes ist der Bundesminister fiir Finanzen

- betraut.
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VORBLATT

Problem:

Das geltende Patentgesetz und das gleichzeitig mit diesem Entwurf in Kraft tretende
Gebrauchsmustergesetz regeln ireinander iibergreifende Rechtsbereiche, sodafl eine Anpassung des
Patentgesetzes an das Gebrauchsmustergesetz erforderlich ist.

Zur Verwirklichung des Grundsatzes der Dienstleistungsfreiheit im Europiischen Wirtschaftsraum
werden die Vertreterregelungen des Patentgesetzes weiter liberalisiert.

Zum Zweck der Harmonisierung der Hohe der Eingabengebithren fir Gebrauchsmuster- und
Patentanmeldungen ist eine Anderung des Gebiihrengesetzes 1957 notwendig.

Problemlssung:

Die Anpassung an das Gebrauchsmustergesetz sowie die Liberalisierung der Vertreterregelungen
erfolgen durch Anderung der bestehenden Bestimmungen des Patentgesetzes.

Durch das Emfugen neuer Bestimmungen in das Patentgesetz wird die Moghchkelt geschaffen,
Patentanmeldungen in Gebrauchsmusteranmeldungen umzuwandeln.

Durch die ausdriickliche Bezugnahme auf Gebrauchsmusteranmeldungen im Gebtihrengesetz werden

. diese hinsichtlich der Eingabengebiihr Patentanmeldungen gleichgestellt.

Alternativen:

Keine

EG-Konformitit:

Bestrebungen der EG zur Vereinheitlichung des Regelungsgegenstandes im Hinblick auf das
Gebrauchsmusterrecht sind nicht bekannt. Die Bestimmungen betreffend die Vertreter wurden aus
Griinden der EG-Konformitit liberalisiert.

Kosten:

Keine
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Erlduterungen

I. Aligemeiner Teil

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung dieses
Gesetzes ergibt sich hinsichtlich des Art. I (Ande-
rungen des Patentgesetzes 1970) aus Art. 10 Abs. 1
Z 8 B-VG und hinsichtlich des Art. II (Anderungen
des Gebiihrengesetzes 1957) aus Art. 10 Abs 1Z4

B-VG.

In Osterreich kénnen Erfindungen auf techni-
schem Gebiet derzeit nur patentrechtlich geschiitzt
werden. Durch’ das Gebrauchsmustergesetz, das
gleichzeitig mit der gegenstindlichen Novelle in
Kraft treten soll, wird nunmehr eine weitere
Schutzmoglichkeit fiir technische Neuentwicklun-
gen geschaffen. Unterschiede zum Patentgesetz
bestehen insbesondere in den geringeren Anforde-
rungen an die Erfmdungshohe und in der kurzeren
Schutzdauer eines Gebrauchsmusters.

Nach dem Entwurf kdnnen nicht nur priorititsil-
tere Patentanmeldungen und Patente, sondern auch
prioritétsiltere Gebrauchsmusteranmeldungen und
Gebrauchsmuster (sog. ,iltere Rechte®) als Ein-
spruchs- oder Nichtigkeitsgrund geltend gemacht
werden. Weiters sieht der Entwurf die Moglichkeit
vor, eine Patentanmeldung in eine Gebrauchsmu-

. steranmeldung umzuwandeln. Dies ist insbesondere
dann von Bedeutung, wenn die Erfindung nicht die
Schutzvoraussetzungen des Patentgesetzes, wohl
aber jene des Gebrauchsmustergesetzes erfiilit. Die
umgewandelte Anmeldung wird in der Folge so
behandelt, als wire sie von vornherein als
Gebrauchsmusteranmeldung eingereicht worden.

Die Moglichkeit, eine Gebrauchsmusteranmel-
dung in eine Patentanmeldung umzuwandeln, ist im
Entwurf des Gebrauchsmustergesetzes vorgesehen.

Mit der gegenstindlichen Novelle werden aus
Griinden der EG-Konformitit die Vertreterrege-
lungen des Patentgesetzes beziiglich Service- und
Informatlonslmstungen des Patentamtes liberali-
siert.

Weiters wurden die Bestimmungen betreffend die
Ubersetzungsvorlage bei Patentanmeldungen, die in
englischer oder franzdsischer Sprache emgcrcncht
werden, vereinfacht.

Im Hinblick auf die im Gebrauchsmustergesetz -
und auf Grund dieser Novelle im Patentgesetz ~

vorgesehene Maoglichkeit der Umwandlung einer
Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmel-
dung und umgekehrt, wird die fiir Patentanmeldun-
gen geltende, erhdhte Eingabengebiihr durch die im

‘Art. I enthaltene Anderung des Gebithrengesetzes

auch fiir Gebrauchsmusteranmeldungen normiert.

II. Besonderer Teil
“Artikel I

ZuZi:

Durch das Gebrauchsmustergesetz wird ein

Schutzrechtssystem geschaffen, das dem Patent-
recht insofern nahesteht, als es den Schutz von
Erfindungen auf technischem Gebiet zum Gegen-
stand hat und auch an sich patentierbare Erfindun-
gen als Gebrauchsmuster geschiitzt werden kdnnen.
Es ist daher erforderlich, die Moglichkeit einer
Abhingigerklirung nicht nur — wie bisher —
dann vorzusehen, wenn die gewerbliche Verwen-
dung einer zur Patentierung angemeldeten Erfin-
dung die vollstindige oder teilweise Beniitzung
eines priorititsilteren Patentes voraussetzt, sondern
auch dann, wenn eine zur Patentierung angemeldete
Erfindung ohne vollstindige oder teilweise Beniit-
zung eines priorititsilteren Gebrauchsmusters nicht
gewerblich verwendet werden kann.

Die bisher im Gesetz enthaltene Formulierung
,»friheres Patent® hatte die Bedeutung ,,priorititsil-
teres Patent™, die Umformulierung in ,,priorititsil-
ter” erfolgte daher nur zur Klarstellung.

ZuZ2:

Im § 21, der detaillierte Regelungen betreffend

die zur berufsmifligen Parteienvertretung Berech-
tigten enthilt, werden im Hinblick auf die
Anderung des §77 nunmehr auch die Notare
ausdriicklich erwihnt.

Auf Grund der bisherigen Formulierung des
Abs. 4 war auch fir die Inanspruchnahme von
Service- und Informationsleistungen des Patentam-
tes durch Personen, die weder Sitz noch Niederlas-
sung im Inland hatten, die Bestellung eines zur
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berufsmifligen Parteienvertretung in Osterreich
Berechugten als Vertreter vorgeschrieben. Die
Inanspruchnahme dieser Leistungen des Patentam-
tes erfordert jedoch keinen qualifizierten, berufsmi-
Bigen Rechtsbeistand. Zur Verwirklichung einer
EG-konformen Gestaltung des Patentgesetzes wird
daher kiinftig fiir Service- und Informationsleistun-
gen des Patentamtes die Bestellung eines Rechtsan-
waltes, Patentanwaltes oder Notars nicht mehr
notwendig sein. Ausdriicklich klargestellt wird, daff
unter Service- und Informationsleistungen auch

Gutachten und Recherchen (§ 57 a des Patentgeset-

zes und § 13 des Patentvertrige-Einfihrungsgeset-
zes) zu verstehen sind.

Zu?Z3:

Durch diese Bestimmung wird klargestellt, dafl zu
den ,ilteren Rechten®, die zur Nichtigerklirung
eines Patentes fiihren kdnnen, nicht nur priorititsii-

tere Patente, sondern auch priorititsiltere Ge-

brauchsmuster zihlen.

Die sonst vorgenommene Umformulierung der
bisherigen Fassung dieser Bestimmung dient der
Klarstellung.

ZuZ4:

In Ubereinstimmung mit der nunmehrigen
Regelung des §4 Abs.3 kann nicht nur ein
priorititsilteres Patent, sondern auch ein prioritats-
ilteres Gebrauchsmuster die Abhingigkeit eines
bereits erteilten Patentes bedingen. Uber das
Vorliegen dieser Voraussetzung wird auf Antrag
des Patent- bzw. Gebrauchsmusterinhabers in einem
vor der Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnden
Verfahren entschieden.

ZuZs:

Bisher waren auf Grund der ausdriicklichen
Bestimmung des § 77 in Patentangelegenheiten nur
Rechtsanwilte, Patentanwilte und. die Finanzpro-
kuratur zur berufsmifligen Vertretung von Parteien
vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent-
und Markensenat befugt. Im Hinblick auf die den
Notaren im §5 Abs.1 der Notariatsordnung
eingeriumten Befugnis, Parteien vor den Verwal-
tungsbehoérden zu vertreten, und unter Beriicksich-
tigung des sich nicht zuletzt aus den Ausbildungser-
fordernissen ergebenden ~ Naheverhiltnisses des
Berufsstandes der Rechtsanwilte zu jénem der
Notare, erscheint der Ausschlufl der Notare von der
berufsmifligen Parteienvertretung in Patentangele-
genheiten nicht gerechtfertigt. Es wird daher im
§77 der Kreis der zur berufsmifligen Parteienver-
tretung Berechtigten auf die Notare erweitert.

ZqZG:

Im Hinblick auf die im Gebrauchsmustergesetz
und nunmehr auf Grund des §92b eingeriumte

Moglichkeit, eine Gebrauchsmusteranmeldung in
eine Patentanmeldung umzuwandeln und umge-
kehrt, waren auch die Bestimmungen iiber die
Akteneinsicht anzupassen.

ZuZ7:

Die Anderung dieser Bestimmung ergibt sich auf
Grund der nunmehr im §77 vorgesechenen Auf-
nahme der Notare in den Kreis der zur
berufsmifligen Parteienvertretung in Patentangele-
genheiten vor 'dem Patentamt und dem Obersten
Patent- und Markensenat Berechtigten.

ZuZ8:

Bisher war bei Vorlage einer Ubersetzung ins
Deutsche erforderlich, dafl deren Richtigkeit von
einem im Inland gerichtlich beeideten Dolmetsch,
von einem im §77 angefithrten Parteienvertreter
oder vom Anmelder, wenn dieser seinen Sitz oder
Wohnsitz im Inland hatte, bestitigt sein mufite. In
Anlehnung an die Bestimmungen des Europiischen
Patentiibereinkommens betreffend die Vorlage von
Ubersetzungen sowie zum Zweck der Vereinfa-
chung des diesbeziiglichen Verfahrens wird nun-
mehr von der Beibringung einer Bestitigung der
Richtigkeit der Ubersetzung abgesehen. Ausdriick-
lich. klargestellt wird, dafi- die -Richtigkeit der
Ubersetzung vom Patentamt im Anmeldeverfahren .
nicht gepriift wird.

Die Berichtigung von Ubersetzungsfehlern ist

Jedoch nicht mehr ausdriicklich ausgeschlossen.

ZuzZ9:

Diese neu eingefithrte Bestimmung sieht fiir den
Anmelder die Méglichkeit vor, eine Patentanmel-
dung wihrend des Anmeldeverfahrens in eine
Gebrauchsmusteranmeldung umzuwandeln. Dies
wird insbesondere dann von Bedeutung sein, wenn
der Anmelder dem ersten Vorbescheid entnimmt,
dafl seine Erfindung nicht die nach dem Patentge-
setz erforderliche Erfindungshohe aufweist. Von
einer Umwandlungsméglichkeit wird der Anmelder
auch dann Gebrauch machen, wenn sich erst nach
der Einreichung der Patentanmeldung herausstellt,
daf die Erfindung nicht patentierbar ist, weil sie der
Offentlichkeit vor dem Priorititstag der Anmeldung
zuginglich gemacht wurde, die Zuginglichma-
chung aber innerhalb der Neuheitsschonfrist des § 3
Abs. 3 Z 1 des Gebrauchsmustergesetzes erfolgt ist,
sodafl die Erlangung eines Gebrauchsmusters
moglich wire.

Die Umwandlung kann wie die freiwillige
Teilung (§ 92 a) nur bis zur Fassung des Bekannt-
machungsbeschlusses bzw. bis zur Fassung des
Zuriickweisungsbeschlusses beantragt werden, da
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eine Umwandlung zu einem spiteren Zeitpunkt zu
verfahrenstechnischen ~ Schwierigkeiten  fihren
wiirde. Nach der Umwandlung wird die Anmeldung
als Gebrauchsmusteranmeldung weiterbehandelt
und das diesbeziigliche Gesetzmaﬁlgkeltsprufungs—
verfahren durchgefuhrt

ZuZ10:

Dieser Einspruchsgrund beriicksichtigt als ,,iltere
Rechte® nunmehr auch priorititsiltere Gebrauchs-
muster oder zur Verdffentlichung und Registrie-
rung fithrende priorititsiltere Gebrauchsmusteran-
meldungen. Im iibrigen wird klargestellt, daf} unter
den ,ilteren Rechten” jeweils ,priorititsiltere”
Patente oder Gebrauchsmuster bzw. Anmeldungen
zu verstehen sind.

Die bisher enthaltene Formulierung ,,ganz oder
teilweise™ ist insofern entbehrlich, als bereits auf
Grund des § 108 klargestellt ist, dafl die Anmeldung
teilweise zuriickgewiesen wird, sofern der Ein-
spruchsgrund nur teilweise vorliegt.

ZuZ1t:

Diese Bestimmung, die den Einspruchsgrund der
unzulissigen Erweiterung regelt, wurde zu Zwek-
ken der Anpassung an das Gebrauchsmustergesetz
umformuliert.

Anstelle einer detaillierten Sonderregelung wird
nunmehr festgelegt, dafl fiir die Prifung, ob eine
unzulissige Erweiterung vorliegt, der Inhale der
Anmeldung in ihrer urspriinglich eingereichten, den
Anmeldetag begriindenden Fassung heranzuziehen
ist. Durch diese Neuformulierung werden sowohl
die bisher unter §102 Abs.2 Z4 lit.a und b
geregelten Fille der unzulissigen Erweiterung
erfafit als auch jene, die sich daraus ergeben, dafl
nach dem Entwurf des Gebrauchsmustergesetzes
Gebrauchsmusteranmeldungen in Patentanmeldun-
gen umgewandelt werden kénnen.

ZuZ12:

Gemifl dieser Regelung kann innerhalb der
Einspruchsfrist nunmehr auch die Abhingigerkla-
rung eines Patentes (§4 Abs.3) von einem

priorititsilteren Gebrauchsmuster geltend gemacht

werden.

Zu Z13:

§ 167 wurde mit der Patent- und Markengebiih-
ren-Novelle 1992, BGBI. Nr. 418, aufgehoben. Es
hit daher auch die Uberschrift dleses Paragraphen
zu entfallen.

ZuZ14:

Diese Bestimmung regelt das Inkrafutreten, das
gleichzeitig mit jenem des Gebrauchsmustergcsctzes
erfolgen soll.

Artikel 11

Nach der bisherigen Regelung im § 14 Tarifpost 6
Abs.2 Z5 des Gebithrengesetzes unterliegen
Patentanmeldungen einer erhohten Eingabenge-
bilhr von 400S. Im Hinblick darauf, dafl die
formellen Erfordernisse bei der Einreichung einer
Gebrauchsmusteranmeldung jenen der Patentan-
meldung entsprechen, und unter Beriicksichtigung
der Moglichkeit, eine Gebrauchsmusteranmeldung
in eine Patentanmeldung und umgekehrt umzuwan-
deln, wird diese erhohie Eingabengebiihr auch fiir
Gebrauchsmusteranmeldungen vorgesehen.

Artikel III

Dieser Artikel regelt in seinem § 1 das Inkrafttre-
ten des Art.I1 und enthilt in seinem §2 die
Vollzugsklausel. .
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Gegeniiberstellung

Geltender Text

Entwurf

Artikel I

§4. (3) Wenn die gewerbliche Verwendung einer zur Patentierung
angemeldeten Erfindung die vollstindige oder teilweise Beniitzung einer bereits
patentierten Erfindung voraussetzt, so ist das angemeldete Patent auf Antrag des

* Inhabers des frither erteilten Patentes (§ 102 Abs. 5) mit dem Beisatz zu erteilen,

dafl es vom frither erteilten, bestimmt zu bezeichnenden. Patent abhingig ist
(Abhingigerklirung). Dieser Beisatz ist auch in die Kundmachung iber dle
Erteilung des Patentes und in die Patenturkunde aufzunehmen.

§ 21. (1) Wer als Vertreter vor dem Patentamt oder vor dem Obersten Patent-
und Markensenat einschreitet, mufl seinen Wohnsitz im Inland haben; fir
Rechtsanwilte und Patentanwilte gelten allerdings die berufsrechtlichen
Vorschriften. Der Vertreter hat seine Bevollmichtigung durch eine schriftliche
Vollmacht darzutun, die in Urschrift oder in ordnungsgemifl beglaubigter

* Abschrift vorzulegen ist. Fiir jede Patentanmeldung ist eine gesonderte Vollmacht

vorzulegen. Das gleiche gilt, wenn ein Vertreter beziiglich eines bereits erteilten

Patentes bevollmichtigt wird. Sind mehrere Personen bevollmichtigt, so ist auch -
. jeder einzelne allein zur Vertretung befugt.

(2) Schreitet ein Rechtsanwalt oder Patentanwalt ein, so ersetzt die Berufung
auf die ihm erteilte Bevollmichtigung deren urkundlichen Nachweis. Eine
Bevollmichtigung zur Ubertragung eines Patentes ist jedoch in jedem Fall durch
eine schriftliche Vollmacht darzutun, die ordnungsgemifl beglaubigt sein mufi.

(3) Schreitet ein Vertreter chne Vollmacht ein oder, im Fall des Abs. 2, ohne
sich auf die ihm erteilte Bevollmichtigung zu berufen, so ist die von ihm
vorgenommene Verfahrenshandlung nur unter der Bedingung wirksam, daf} er
innerhalb der ihm gesetzten angemessenen Frist eine ordnungsgemife Vollmacht

+ vorlegt oder sich auf die ihm erteilte Bevollmichtigung beruft.

(4) Wer im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, kann Rechte aus
diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und

§4. (3) Wenn die gewerbliche Verwendung einer zur Patentierung
angemeldeten Erfindung die vollstindige oder teilweise Beniitzung einer
Erfindung voraussetzt, die durch ein priorititsilteres Patent oder ein
priorititsilteres Gebrauchsmuster im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBL.
Nr. xxx/xxxx, in der jeweils geltenden Fassung geschiitzt ist, so kann der Inhaber
des prioritdtsilteren Schutzrechtes beantragen, dafl auf die angemeldete
Erfindung ein Patent mit dem Beisatz erteilt wird, dafl es vom priorititsilteren,
bestimmt zu bezeichnenden Patent oder Gebrauchsmuster abhingig ist
(Abhingigerklarung). Dieser Beisatz ist auch in die Kundmachupg itber die
Erteilung des Patentes und in die Patenturkunde aufzunehmen.

§ 21. (1) Wer als Vertreter vor dem Patentamt oder vor dem Obersten Patent-
und Markensenat einschreitet, muf8 seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet einer
Vertragspartei des EWR-Abkommens haben; fiir Rechtsanwiilte, Patentanwilte
und Notare gelten allerdings die berufsrechtlichen Vorschriften. Der Vertreter
hat seine Bevollmichtigung durch eine schriftliche Vollmacht darzutun, die in
Urschrift oder in ordnungsgemif beglaubigter Abschrift vorzulegen ist. Fiir jede
Patentanmeldung ist eine gesonderte Vollmacht vorzulegen. Das gleiche gilt,
wenn ein Vertreter beziiglich eines bereits erteilten Patentes bevollmichtigt wird.
Sind mehrere Personen bevollmichtigt, so ist auch jeder einzelne allein zur
Vertretung befugt.

(2) Schreitet ein Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar ein, so ersetzt die
Berufung auf die ihm erteilte Bevollmachtigung deren urkundlichen N achwels.

Eine Bevollmachtlgung zur Ubertragung eines Patentes ist jedoch in jedem Fall

durch eine schriftliche Vollmacht darzutun, die ordnungsgemifl beglaubigt sein
mufl.

(3) Schreitet ein Vertreter ohne Vollmacht ein oder, im Fall des Abs. 2, ohne

. sich ‘auf die ihm erteilte Bevollmichtigung zu berufen, so ist die von ihm

vorgenommene Verfahrenshandlung nur unter der Bedingung wirksam, dafl er
innerhalb der thm gesetzten angemessenen Frist eine ordnungsgemifie Vollmacht
vorlegt oder sich auf die ihm erteilte Bevollmichtigung beruft.

(4) Wer weder Wohnsitz noch Niederlassung im Hobheitsgebiet einer
Vertragspartei des EWR-Abkommens hat, kann Rechte aus diesem Bundesgesetz
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Geltender Text

Markensenat nur geltend machen, wenn er durch einen im § 77 angefithrten
Parteienvertreter vertreten ist.

(5) Der Ort, an dem der Vertreter seinen inlindischen Wohnsitz hat, und in
Ermangelung eines Vertreters mit inlindischem Wohnsitz der Ort, an dem das
Patentamt seinen Sitz hat, gilt fiir die das Patent betreffenden Angelegenheiten als
Wohnsitz des nicht im Inland wohnenden Patentinhabers.

(6) Die einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt zur Vertretung vor dem
Patentamt erteilte Bevollmichtigung ermichtigt ihn kraft Gesetzes, alle Rechte
aus diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und
Markensenat geltend zu machen, insbesondere Patente anzumelden, Anmeldun-

gen einzuschrinken oder zuriickzuziehen, Einspriiche zu erheben, auf Patente zu -

verzichten, von der Nichtigkeitsabteilung zu behandelnde Antrige sowie
Rechtsmittel einzubringen und zuriickzuziehen, ferner Vergleiche zu schlieflen,
Zustellungen aller Art sowie amtliche Gebithren und die vom Gegner zu
erstattenden Verfahrens- und Vertretungskosten anzunehmen sowie einen
Stellvertreter zu bestellen.

(7) Die Bevollmichtigung gemafl Abs. 6 kann auf ein bestimmtes Schutzrecht
und auf die Vertretung in einem bestimmten Verfahren beschrinkt werden. Sie
wird jedoch weder durch den Tod des Vollmachtgebers noch durch eine
Verinderung in seiner Handlungsfahigkeit aufgehoben.

(8) Soll ein Vertreter, der nicht Rechtsanwalt oder Patentanwalt ist, auch
ermichtigt sein, auf ein erteiltes Patent ganz oder zum Teil zu verzichten, so muf§
er hiezu ausdriicklich bevollmachtigt sein.

§ 48. (1) Das Patent wird nichtig erkldrt, wenn
2. die Erfindung Gegenstand des Patentes eines friheren Anmelders ist,

§ 50. Der Inhaber eines Patentes kann beim Patentamt -die Entscheidung
beantragen, dafl die gewerbliche Verwendung einer patentierten Erfindung die
vollstindige oder teilweise Beniitzung seiner Erfindung vorausserzt. Uber einen
solchen Antrag hat das Patentamt in dem fiir den Anfechtungsprozef§
vorgesehenen Verfahren zu entscheiden.

Entwurf

vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und Markensenat nur geltend
machen, wenn er durch einen in § 77 angefiihrten Parteienvertreter vertreten ist;
dies gilt nicht fir die Inanspruchnahme von Service- und Informationsleistungen
des Patentamtes einschliefilich Gutachten und Recherchen.

(5) Der Ort, an dem der Vertreter seinen inlindischen Wohnsitz hat, und in
Ermangelung eines Vertreters mit inldndischem Wohnsitz der Ort, an dem das
Patentamt seinen Sitz hat, gilt fiir die das Patent betreffenden Angelegenheiten als
Wohnsitz des nicht im Inland wohnenden Patentinhabers.

(6) Die einem Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar zur Vertretung vor dem
Patentamt erteilte Bevollmichtigung ‘ermichtigt ihn kraft Gesetzes, alle Rechte
aus diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und
Markensenat geltend zu machen, insbesondere Patente anzumelden, Anmeldun-
gen einzuschrinken oder zuriickzuziehen, Einspriiche zu erheben, auf Patente zu
verzichten, von der Nichtigkeitsabteilung zu behandelnde Antrige sowie
Rechtsmittel einzubringen und zuriickzuziehen, ferner Vergleiche zu schlieflen,
Zustellungen aller Art sowie amtliche Gebithren und die vom Gegner zu
erstattenden Verfahrens- und Vertretungskosten anzunehmen sowie einen
Stellvertreter zu bestellen. '

(7) Die Bevollmichtigung gemif Abs. 6 kann auf ein bestimmtes Schutzrecht
und auf die Vertretung in einem bestimmten Verfahren beschrink:t werden. Sie
wird jedoch weder durch den Tod des Vollmachtgebers noch durch eine
Verinderung in seiner Handlungsfihigkeit aufgehoben.

(8) Soll ein Vertreter, der nicht Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar ist,
auch ermichtigt sein, auf ein erteiltes Patent ganz oder zum Teil zu verzichten, so
muf} er hiezu ausdriicklich bevollmichtigt sein.

§ 48. (1) Das Patent wird nichtig erklirt, wenn

2. die Erfindung Gegenstand eines priorititsilteren Patentes oder eines
priorititsilteren Gebrauchsmusters im Sinne des Gcbrauchsmustergesetzcs,
BGBL. Nr. xxx/xxxx, in der jeweils geltenden Fassung ist,

§ 50. Der Inhaber eines priorititsilteren Patentes oder eines priorititsilteren
Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBL Nr. xxx/xxxx,
in der jeweils geltenden Fassung kann beim Patentamt die Entscheidung
beantragen, dafl die gewerbliche Verwendung einer patentierten Erfindung die
vollstindige oder teilweise Beniitzung seiner Erfindung voraussetzt. Uber einen
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§ 77. Zur berufsmifligen Vertretung von Parteien vor dem Patentamt und vor
dem Obersten Patent- und Markensenat sind nur die Rechtsanwilte, die
Patentanwilte und die Finanzprokuratur befugt.

§ 81. (3) Dritten ist in Akten, die nicht bekanntgemachte Patentanmeldungen
betreffen, nur mit Zustimmung des Anmelders Einsicht zu gewshren. Der
Zustimmung bedarf derjenige nicht, dem gegeniiber sich der Anmelder auf seine
Patentanmeldung berufen hat. Nach der Bekanntmachung einer gesonderten
Anmeldung (§ 92 a) kann jedermann ohne Zustimmung des Anmelders in die
Akten der noch nicht bekanntgemachten fritheren Anmeldung Einsicht nehmen.

§ 90. Falls der Anmelder seine Anmeldung durch einen Vertreter iiberreicht,
mufl dessen Vollmacht beigeschlossen sein. Schreitet ein Rechtsanwalt oder
Patentanwalt als Vertreter ein, mufl er sich; wenn er von der Moglichkeit des § 21
Abs. 2. Gebrauch macht, ausdriicklich auf die thm erteilte Bevollmichtigung
berufen.

§ 91 a. (1) Sind Teile der Anmeldung in englischer oder franzésischer Sprache
abgefaflt (§ 89 Abs. 2), so ist binnen drei Monaten nach dem Anmeldetag eine
Ubersetzung ins Deutsche vorzulegen, deren Richtigkeit von einem im Inland
gerichtlich beeideten Dolmetsch, von einem in § 77 angefiihrten Parteienvertreter
oder vom Anmelder, wenn dieser seinen Sitz oder Wohnsitz im Inland hat,
bestitigt sein mufl. Diese Ubersetzung ist dem Vorpriifungsverfahren zugrunde
zu legen; die Berichtigung von Ubersetzungsfehlern ist unzulissig.

§ 102. (2) Der Einspruch ist . .. :

2. daf} die Erfindung ganz oder teilweise bereits Gegenstand eines Patentes
oder einer in Verhandlung befmdhchen und zur Patenterteilung fiihrenden
fritheren Anmeldung ist;

Entwurf

solchen Antrag hat das Patentamt in dem fiir den Anfechtungsprozefl
vorgesehenen Verfahren zu entscheiden.

§ 77. Zur berufsmifligen Vertretung von Parteien vor dem Patentamt und vor
dem Obersten Patent- und Markensenat sind nur Rechtsanwilte, Patentanwilte
und Notare sowie die Finanzprokuratur befugt.

§ 81. (3) Dritten ist in Akten, die nicht bekanntgemachte Patentanmeldungen
betreffen, nur mit Zustimmung des Anmelders Einsicht zu gewihren. Der

'Zustimmung bedarf derjenige nicht, demgegentiber sich der Anmelder auf seine

Patentanmeldung berufen hat. Nach der Bekanntmachung einer gesonderten
Anmeldung kann jedermann ohne Zustimmung des Anmelders in die Akten der
fritheren Anmeldung Einsicht nehmen.

§ 90. Falls der Anmelder seine Anmeldung durch einen Vertreter tiberreicht,
mufl dessen Vollmacht beigeschlossen sein. Schreitet ein Rechtsanwalt,
Patentanwalt oder Notar als Vertreter ein, mufl er sich, wenn er von der

-Moglichkeit des §21 Abs.2 Gebrauch macht, auf die ihm erteilte

Bevollmichtigung berufen.

§ 91 a. (1) Sind Teile der Anmeldung in englischer oder franzésischer Sprache
abgefafit (§ 89 Abs. 2), so ist binnen drei Monaten nach dem Anmeldetag eine
Ubersetzung ins Deutsche vorzulegen. Diese chrsctzung ist dem Vorprifungs-
verfahren zugrunde zu legen; ihre Rxchtlgkelt wird im Vorpriifungsverfahren
nicht gepruft

Ur;lwandlung der Anmeldung
\

§ 92 b. Der Anmelder kann bis zur Fassung des Bekanntmachungsbeschlusses
(§101 Abs.1) oder des Zuruckweisungsbeschlusses (§ 100 Abs.1) die
Umwandlung der Anmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung im Sinne des
Gebrauchsmustergesetzes, BGBL. Nr. xxx/xxxx, in der jeweils geltenden Fassung
beantragen. Dieser Gebrauchsmusteranmeldung kommt als Anmeldetag der Tag
zu, an dem die Patentanmeldung beim Patentamt eingereicht worden ist.

§ 102. (2) Der Einspruch ist.

2. daf die Erfindung Gegenstand eines pnontatsaltcrcn Patentes oder eines

priorititsilteren Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes,
BGBI. Nr.xxx/xxxx, in der jeweils geltenden Fassung oder einer zur

o1
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§ 102. (2) Der Einspruch ist schriftlich . . .
4. dafl der Gegenstand der bekanntgemachten Anmeldung
a) dber den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprunghch eingereichten
Fassung oder
b) bei einer gesonderten Anmeldung gemif § 92 a oder einer Anmeldung
gemif § 106 tber den Inbalt der friheren Anmeldung in ihrer
urspriinglich eingereichten Fassung hinausgeht;

§ 102. (5) Innerhalb der Einspruchsfrist (Abs. 1) kann auch die Abhingigerkls-

rung (§ 4 Abs. 3) vom Inhaber des frither erteilten Patentes beantragt werden.
Hinsichtlich dieses Antrages gelten die Bestimmungen tiber den Einspruch.

Gebiihr fiir. eine Abinderung der Beschreibung

Entwurf

Patenterteilung oder zum Schutz als Gebrauchsmuster fiihrenden
priorititsilteren Anmeldung ist;

§ 102. (2) Der Einspruch ist schriftlich .

4. daf der Gegenstand der bekanntgemachten Anmeldung iiber den Inhalt der
Anmeldung in ihrer urspriinglich eingereichten, den Anmeldetag begriinden-
den Fassung hinausgeht;

§ 102. (5) Innerhalb der Einspruchsfrist (Abs. 1) kann auch die Abhingigerkli-

rung (§4 Abs.3) vom Inhaber des priorititsilteren Patentes oder des
priorititsilteren Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes,
BGBL Nr. xxx/xxxx, in der jeweils geltenden Fassung beantragt werden.
Hinsichtlich dieses Antrages gelten die Bestimmungen tiber den Einspruch.

§ 174.(3) § 4 Abs. 3,§ 48 Abs. 1Z 2,§ 50, § 77, § 81 Abs. 3,§ 90, § 91 a Abs. 1,
die Uberschrift des § 92 b, §92 b, § 102 Abs. 2 Z 2 und 4 sowie § 102 Abs. 5 in der
Fassung des Bundesgesctzes BGBI. Nr. xxx/xxxx treten mit 1. Jinner 1994 in
Kraft; § 21 tritt gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des Abkommens iiber den
Europanschcn Wirtschaftsraum in Kraft.

Artikel 11

§ 14. Tarifpost 6 (2) Der erhohten Eingabengebiihr . ..

5. Patentanmeldungen;

. § 14. Tarifpost 6 (2) Der erhshten Eingabengebiihr . ..

5. Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen;
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